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Anmelder 

CLARIANT GMBH et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationaien vorlHufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 GbermittelL 



2. Dieser BERICHT umfaflt insgesamt 6 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

□ AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
. unoVbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Vewartungsrichtlinien zum 

RCT). i ; 



Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthSit Angabeh zu folgenden Punkten: 



f - 1 — 

29. u rc:».; 



ii □ 
in □ 

IV □ 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Elnheitlichkeit der Erfindung 

V B Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerbiichen Anwendbarkeit; Untertagen und Erklarungen zur Stuteung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefGhrte Untertagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationaien AnmeWung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationaien Anmeldung 
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07.04.2004 
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t. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichttich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht* und sind ihm nicht beigefOgt, weli sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7)y. 



Beschreibung, Seiten 

1 -9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichttich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur Verftigung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). • , 

□ die VeroffenUichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache { der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen voriaufigen- Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 unorder, 55.3). . • . J"* 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung off enbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung .auf der Grundlage des SequenzprotokoUs durchgefuhrt worden, das:% . 

□ In der internationalen Anmeldung in schriftljcher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.- 

□ bei der Behorde nachtr&glich in schriftDcher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtrSglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daft das nachtrSglich eingereichte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht fiber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: f 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: i 

5. □ Dieser Bericht Ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Gainden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprGnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 



(Auf Ersatzblatter, die solcbe Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) « 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Festste!lung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Erfinderische T&tigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 14, 15 

Nein: Anspruche 1-13 
Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-15 

Ja: Anspruche: 1-15 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 



D1 
D2 



DE-A-3405875 
EP-A-0571219 



D3 US-A-5436006 
D4 US-A-4274988 
D5 DD-A-246559 

D6 DATABASE CROSSFIRE BEILSTEIN [Online] Beilstein Institut zur 

Forderung der Chemischen Wissenschaften, Database accession no. BRN 
8307440 

D7 DATABASE CROSSFIRE BEILSTEIN [Online] Beilstein Institut zur 
Forderung der Chemischen Wissenschaften, Database accession no. 
Reaction ID 4548653 

D8 DATABASE WPI Section Ch, Week 199523 Derwent Publications Ltd., AN 
1995-175430 & JP-A-07097495 



V. Begrundete Feststellung nach Art 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit . 



Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf Ester und Partialester aus - J ^ - 
mehn/vertigen Alkoholen .und Carbonsauren, die dadurch gekennzeichnet sind, 
daS sie mindestens einen Carbonsaurerest und/oder einen Rest einer 
Carbonsauremischung mit 24 bis 34 C-Atomen (Komponente B, bevorzugt 
Montansaure) und mindestens einen Carbonsaurerest und/oder einen Rest einer 
Carbonsauremischung mit 8 bis 22 C-Atomen (Komponente C) enthalten 
(Anspruch 1). Diese Ester bzw. Partialester konnen als Verarbeitungshilfsmittel fur 
Kunststoffe, Dispergiertiilfsmittel fur Pigmente und zur Herstellung von 
Mikronisaten benutzt werden (Anspruche 1 1, 14 und 15). 

Das Dokument D1 beschreibt Trennmittel (Verarbeitungshilfsmittel) fur * y 
Kunststoffe, die Mischester aus Montansaure, Polyolen und Carbonsauren mit 
mindestens 1 0, bevorzugt 1 4-25 C-Atomen (siehe D1 , Seite 20, Zeile 26 - Seite I 
21, Zeile 35 Herstellung der Formtrennmittel; Seite 6, Zeilen 10-25, Seite 14, Zeile 
15-25). Damit wird der Gegenstand der Anspruche 1, 2, 5 und 9-12 von D1 
vorweggenommen. Diese Anspruche erfullen daher nicht das Erfordemis des Art. 



Neuheit 
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Dokument D2 beschreibt ein Esterprodukt aus n Lignocersaure u (C 24 ), Palmsaure 
(C 16 ) und propoxyliertem Glycerin (siehe D2, Seite 12, Zeilen 1-7 und 25-26). Die 
Anspruche 1, 2, 4 und 5 werden daher nicht als neu angesehen (Art. 33(2) PCT). 

Dokument D3 beschreibt ein Esterprodukt aus Montansaure, Isooctansaure, 
Bernsteinsaure und Glycerin (siehe D3 t Tabelle 1, Synthesebeispiel 3; Spalte 5, 
Zeile 20 - Spalte 6, Zeile 51) sowie im allgemeinen Esterproduktes aus 
Montansaure mit Isooctan- oder Isononansauren, einer zweibasigen Saure und 
Glycerin ( Anspruch 1). Die Anspriiche 1-7, 9 und 10 genugen daher nicht dem 
Erfordemis des Art. 33(2) PCT. 

Dokument D4 beschreibt ein Esterprodukt aus Isostearinsaure, Montansaure, 
Pentaerythrit und Butandiol als Hilfsmittel fur die Verarbeitung von PVC (siehe D4, 
Beispiel 1 und Anspruche). Die Anspriiche 1-5 und 1 1-13 werden daher nicht 
mehr als neu angesehen (Art. 33(2) PCT). 

Auch das Dokument D5 beschreibt Ester aus Montanw.achssauren, Carbonsauren 
mit 14-24 C-Atomen und Diplen (siehe D5, Seite 2, letzter ^bsatz und Aus- 
fiihrungsbeispiele). Im Hinblick auf dieses Dokument erfulfeh die. Ansprucherl , 5 
und 8-10 nicht das Erfordemis des Art. 33(2) PCT. 



Auch die Dokumente D6 und D7beschreiben Ester aus Carbonsauren und 
mehnvertigen Alkoholen, die unter die Definition der Anspruche 1-5 fallen. Die 
Verbindungen sind Ester aus mehrwertigen Alkoholen und Carbonsauren, wobei 
ein Carbonsaurerest 30 und der andere 14 C-Atome enthalt. Damit ist der 
Gegenstand der Anspruche 1-5 nicht neu (Art. 33(2) PCT). 

Es ist auch nicht War, inwieweit sich der erfindungsgemaBe Gegenstand der 
Anspruche 1-5 von den in D8 beschriebenen Estem unterscheidet. Das 
Veresterungsprodukt aus einer Mischung aus Fettsauren mit 12-22 C-Atomen, die 
zusatzlich 5% oder mehr Fettsauren mit 24 C-Atomen und 2% oder mehr 
Fettsauren mit 26 und 28 C Atomen enthalt, entspricht einer Mischung von 
Carbonsauren der Komponente C und. Carbonsauren der Komponente B gemaB 
Anspruch 1 . D8 beschreibt auBerdem die Verwendung der Ester als 
Verarbeitungshilfsmittel. Damit erfullen die Anspruche 1-5 und 11 nicht das 
Erfordemis des Art. 33(2) PCT. 



33(2) PCT. 
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Die Verwendung der beanspruchten Ester als Dispergiermittel fur Pigmente oder 
zur Herstellung von Mikronisaten wird im vorliegenden Stand der Technik nicht 
explizit beschrieben. Die Anspruche 14 und 15 scheinen daher dem Erfordemis 
des Art. 33(2) PCT zu genugen. 

Erfinderische Tatigkeit: 

Ohne eine klare Abgrenzung der Anmeldung vom Stand der Technik kann keine 
voilstandige Priifung der erfinderischen Tatigkeit (Problem-Losungs-Ansatz) 
durchgefuhrt werden. Im Hinblick auf D1 und D4 scheint jedoch keine 
-erfinderische Tatigkeit erkennbar (Art. 33(3) PCT). 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

Hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit gibt es keine Einwande. ■ 



Weitere Einwande: 

j, ... ~\ ' • . 

Dfe-Ahspruche werden nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschriebe^ durch die. Be- - 
schreibung gestutzt, da ihr'Umfang uber den durch die Beschreibung und die 
Zeichnungen gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Die Grunde^dafur sind die- . 
folgenden: Die Anspruche umfassen durch ihre sehr allgemeine Wortwahl auch • 
beliebig substituierte Ester oder Partialester. Die explizt beschriebenen Beispjele-stellen 
jedoch nur einen sehr kleinen Teil der beanspruchten Ester dar und nur deren 
Verwendungseigenschaften wurden getestet. 

Weiterhin scheinen die Eigenschaften der Esterprodukte stark von deren Struktur 
abzuhangen. Es ist daher nicht glaubwurdig, da!3 alle unter die Anspruche fallenden 
Ester, die vorliegende Aufgabe losen (Art. 33(3) PCT). 
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